Sygn. akt XXIl Gwo 94/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2020 r.

Sad Okregowy w  Warszawie XXl Wydziat Sad Unijnych  Znakéw  Towarowych

i Wzorow Wspélnotowych w sktadzie:
Przewodniczaca: SSO Joanna Kornatka
Sedziowie: SO Ewa Dietkow
SO Anna Kowalik
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2020 r. w Warszawie sprawy

w sprawie z whniosku ,»G. Spotki jawnej z siedziba

w Mianowicach

z udziatem B. Spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba

w Taborze Wielkim
o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zazalenia B. Spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Taborze Wielkim na

postanowienie z 25 pazdziernika 2019 r.

postanawia:

zmieni¢ zaskarzone postanowienie w zakresie pkt 1 i 2 i oddali¢ wniosek o udzielenie

zabezpieczenia.

SSO Ewa Dietkow SSO Joanna Kornatka SSO Anna Kowalik



UZASADNIENIE

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych

i Wzoréw Wspdlnotowych w dniu 25 pazdziernika 2019 r. postanowit:

I. udzieli¢ ,,G. spotce jawnej z siedzibg w Mianowicach zabezpieczenia roszczenia o nakazanie B.
spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Taborze Wielkim zaprzestania naruszania praw
do zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzoréw wspolnotowych o numerach: 005834462-0010,
005834462-0004, 005834462-0001, 005834462-0003, 005834462-0002 i 005834462-0016,
polegajgcego na wytwarzaniu, oferowaniu, reklamowaniu i sprzedazy za posrednictwem strony
internetowej http:// (...).pl/ oraz https:// (...).pl/, a takze stacjonarnie w salonie mieszczgcym sie pod

adresem: T. , (...) B., zestawoéw mebli przedstawionych ponizej,

poprzez zakazanie obowigzanej, na czas trwania postepowania gtdwnego, wytwarzania,
reklamowania, w tym za posrednictwem Internetu, oferowania, w tym za posrednictwem Internetu,
a takze wprowadzania do obrotu, nie wytgczajac eksportowania oraz sktadowania zestawéw w celu

oferowania i wprowadzania do obrotu mebli:

Mebloscianka IMPERIUM 1/0/W/GW/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 1/0/W/DS/0/0 o wygladzie:


http://belini.pl/
https://allegro.pl/

Mebloscianka IMPERIUM 1/0/W/W/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 1/0/W/B/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 1/0/W/WB/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 1/0/W/WGW/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 1/0/W/WDS/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 2/0/W/GW/0/0 o wygladzie:



Mebloscianka IMPERIUM 2/0/W/DS/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 2/0/W/W/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 2/0/W/B/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 2/0/W/WB/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 2/0/W/WGW/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 2/0/W/WDS/0/0 o wygladzie:



Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/GW/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/DS/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/W/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/B/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/WBW/0/0 o wygladzie:



Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/BWB/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/WWBB/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/WGW/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/GWWGW/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/WDS/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 3/0/W/DSWDS/0/0 o wygladzie:



Mebloscianka IMPERIUM 5/0/W/GW/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 5/0/W/DS/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 5/0/W/W/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 5/0/W/B/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 5/0/W/WB/0/0 o wygladzie:

Mebloscianka IMPERIUM 5/0/W/WGW/0/0 o wygladzie:



Mebloscianka IMPERIUM 5/0/W/WDS/0/0 o wygladzie:

niezaleznie od ich kolorystyki (barwy), rozmiaru, nazwy handlowej i wszelkich innych oznaczen
jakimi mogg by¢ opatrzone oraz niezaleznie od opakowania zewnetrznego, w ktérym sg one
umieszczone. W pkt Il zagrozit obowigzanej nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej kwoty 5.000
ztotych za naruszenie tymczasowych zakazéw okreslonych w pkt. | oraz w pkt IV oddali¢ wniosek w

pozostatej czesci (postanowienie k. 193 -199).

Zazalenie na powyzsze postanowienie wniosta obowigzana, zaskarzajac je w czesci tj. w zakresie

pkt I'i Il postanowienia. Zaskarzonemu postanowieniu zarzucita naruszenie:

1. art. 730'§¢ 1 k.p.c. w zw. z art. 730" § 2 k.p.c. poprzez udzielenie zabezpieczenia pomimo, ze
roszczenie uprawnionej oraz jej interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia nie pozostajg w swietle
okolicznosci stanu faktycznego sprawy nalezycie uprawdopodobnione;

1. art. 730" § 3 k.p.c. poprzez obcigzenie obowigzanej wskutek natozonych zakazéw oraz zagrozenia
nakazaniem zaptaty ponad potrzebe;

2. art. 739 § 1 k.p.c. poprzez brak uzaleznienia wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
od ztozenia kaucji na zabezpieczenie roszczern obowigzanej powstatych w wyniku wykonania
postanowienia pomimo, ze Sad przedmiotowego uzaleznienia mdgt i powinien w niniejszej sprawie
dokona¢ z urzedu z uwagi na istnienie realnej obawy, ze wskutek wykonania postanowienia
obowigzana moze by¢ narazony na poniesienie wysokiej szkody materialnej, na ktdrg sktadajg sie w
szczegblnosci utracone zyski z okresu objetego zabezpieczeniem;

3. art. 7562 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050" § 4 k.p.c. poprzez zagrozenie obowiazanej w zaskarzonym
postanowieniu nakazaniem zaptaty sumy razgco wygdérowanej obcigzajgcej obowigzanego ponad
potrzebe i w zaden sposéb nieodnoszacej sie do wysokosci szkody, ktérg uprawniony ewentualnie
mogtby odnies¢ wskutek kazdego z przypadkéw niewykonania postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia przez obowigzanego;

4. art. 10 Rozporzadzenia Rady (WE) NR 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych, poprzez uznanie, ze zakresem ochrony zarejestrowanych przez uprawnionego
wzoréw wspdlnotowych nr 005834462-0010, 005834462-0004, 005834462-0001, 005834462-0003,
005834462-0002, 005834462-0008, 005834462-0016, objete sg réwniez wzory wywotujgce w istocie



u poinformowanego uzytkownika zupetnie inne ogdlne wrazenie anizeli zarejestrowane wzory
wspodlnotowe uprawnionego.
W swietle powyziszych zarzutdw wniosta o zmiane zaskarzonego postanowienia poprzez

oddalenie wniosku uprawnionej o udzielenie zabezpieczenia w catosci (zazalenie k. 248-255).

W odpowiedzi na zazalenie ,,G. spétka jawna z siedzibg w Mianowicach wniosta o oddalenie zazalenia
w catosci, ewentualnie o uwzglednienie zazalenia obowigzanej w czesci co do kaucji na
zabezpieczenie roszczen odszkodowawczych obowigzanej do kwoty 33.279,60 ztotych. Jednoczes$nie
uprawniona wniosta o nakazanie obowigzanej na rzecz uprawnionej kwoty 120.000 ztotych za
naruszenie tymczasowych zakazéw okreslonych w pkt 1 postanowienia o zabezpieczeniu (odpowiedz

na zazalenie k. 294-306).

Sad zwazyt:
Zazalenie podlegato uwzglednieniu w catosci.

Na wstepie nalezy zaznaczy¢, ze Sad rozpoznajacy zazalenie w momencie rozstrzygania
dysponowat znacznie obszerniejszym materiatem dowodowym, niz Sad wydajgcy zaskarzone
postanowienie. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Sadu Najwyzszego i sgdéw powszechnych
stanowiskiem, Sad drugiej instancji obowigzany jest - przy uwzglednieniu unormowan zawartych w
art. 381 i art. 382 k.p.c. — bra¢ pod uwage zmiany w stanie faktycznym i prawnym sprawy,
wptywajace na tresé orzeczenia (por. wyrok SN z 10 pazdziernika 2012 r., Il PK 65/12, wyrok SN z 13
czerwca 2012 r., Il CSK 614/11, wyrok SA w Biatymstoku z dnia 11 grudnia 2012 r., Ill AUa 688/12). Na
marginesie zaznaczy¢ nalezy, ze zgodnie z nakazem wyrazonym w tresci art. 397 § 2 k.p.c. powyzsza
zasada odnosi sie w réwnym stopniu do postepowania toczgcego sie na skutek zazalenia przed
sadem |l instancji. Powyisze rozwazania per analogiam majq zastosowanie w przypadku

rozpoznawania zazalenia przez inny sktad Sadu | instancji.

Zwazy¢ nalezato, ze Sad rozpoznajacy zazalenie, jak i lezacy u jego podstaw wniosek o
zabezpieczenie, bierze pod rozwage catoksztatt materiatu zebranego dotychczas w sprawie. Przy
ocenie, czy roszczenie jest wiarygodne, sad powinien uwzgledni¢ takze znajdujgcy sie w aktach
sprawy materiat, ktéry poddaje w powazing watpliwos¢ okolicznosci majgce uprawdopodobnic

zgdanie (tak: postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 9.09.1961 r. w sprawie o sygn. akt IV CZ 54/61).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspoélnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wytgcznego do



wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony (ust. 3 art.1).
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest postaé catego produktu lub
jego czesci wynikajgca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub
materiatdow produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Posta¢ produktu przejawia sie w jego
zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i uksztattowaniu, jego przyozdobieniu,
wyrazajgcym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych

wtasciwosciach.

Prawo do zarejestrowanego wzoru wspélnotowego moze by¢ skutecznie zaprzeczone przez
zainteresowanego wyfacznie w postepowaniu w sprawie o uniewaznienie, wywotanego: wnioskiem
ztozonym w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej lub pozwem wzajemnym w
sprawie o naruszenie (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84). Jedynie wiec na skutek ww. postepowan
moze dojs¢ do obalenia domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 85. Jednak — zgodnie z
przepisem art. 90 ust. 2 rozporzadzenia — zarzut braku nowosci lub indywidualnego charakteru wzoru
wspodlnotowego mozna zgtosi¢ skutecznie takze w postepowaniu w sprawie o udzielenie

zabezpieczenia.

Rozstrzygajac spor nalezy wyjasnic, ze udzielenie ochrony wzorom wspdlnotowym nastepuje w
trybie rejestracji, gdzie badanie urzedu ogranicza sie zaledwie do stwierdzenia, ze zgtaszany wzér:
odpowiada definicji art. 3a; nie jest sprzeczny z porzgdkiem publicznym lub przyjetymi dobrymi

obyczajami (art. 47).



- 5834462-0008

- 5834462-0016

(dowdd: swiadectwa rejestracji EUIPO k.61-87).
Sad zabezpieczyt roszczenia uprawnionej przyjmujac catkowicie stusznie, ze wzory te korzystajg z
domniemania waznosci, a pomiedzy wzorami przemystowymi obowigzanej a wzorami

wspdlnotowymi uprawnionej zachodzi podobienstwo.

Nowos¢ wzoréw zostat jednak zakwestionowane przez obowigzang, ktéra przedstawita m.in.
wydruki zrzutéw ekranu stron internetowych dokumentujgcych ujawnienia wzoréw uprawnionego w
dacie, ktéra swiadczy o braku ich nowosci w chwili zgtoszenia do EUIPO (wydruki ze stron
internetowych k.261-284). Obowigzana udokumentowata, ze ujawnienie wzoréw przez uprawniong
nastgpito juz w latach 2016 — 2017, a zatem na dtugo przed dokonaniem ich rejestracji. Ujawnienie
wzoréw nastgpito m.in na stronie internetowej uprawnionego, w serwisie (...) lub na stronach
internetowych wspétpracujacych z uprawnionym dystrybutorow mebloscianek C. . Jednoczesnie
obowigzana w wystarczajgcy sposdb wykazata, ze produkty ucieles$niajgce wzér wspdinotowy
uprawnionej byly przez nig oferowane juz w 2012 roku. W ocenie Sadu przedstawiony przez
obowigzang wraz z zazaleniem materiat dowodowy uprawdopodabnia mozliwos¢ uniewaznienia
przedmiotowych wzoréw, do czego z resztg dazy obowigzana wszczynajgc przed Urzedem Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej postepowanie o uniewaznienie wzoréw wspdélnotowych
zarejestrowanych pod numerami 5834462-0001, 5834462-0002, 5834462-0003, 5834462-0004,
5834462-0010 i 5834462-0016 (wnioski o uniewaznienie wzoréw k.238-292 akta o sygn. XXl GWwp
57/19).



Kwestie te wymagajg oczywiscie doktadnego wyjasnienia w gtéwnym postepowaniu sgdowym w
sprawie o naruszenie. Na uzytek niniejszego postepowania nalezy jednak stwierdzi¢, ze
przedstawiony wraz z zazaleniem materiat dowodowy czyni przyszte  roszczenia
nieuprawdopodobnionymi na tyle, by utrzymaé w mocy zastosowane wzgledem obowigzanej srodki
tymczasowe. Jednoczes$nie okolicznosci podniesione przez obowigzang w odpowiedzi na zazalenie,
jak chocby kwestionowanie przedtozonych przez uprawniong wydrukéw ze stron internetowych (z

uwagi na edytowalnos¢ zawartych na nich tresci) sg przedwczesne.

W konsekwencji oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczen, oddaleniu podlegat réwniez
whniosek o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zapfaty za kazdy przypadek naruszenia postanowienia

w przedmiocie zabezpieczenia.

Z uwagi na powyzsze, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 §

2 k.p.c., Sgd Okregowy orzekt jak w sentencji postanowienia.



